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W Zbior Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (czwarta izba)

z dnia 11 stycznia 2024 r.*

Odestanie prejudycjalne — Znaki towarowe — Dyrektywa 2008/95/WE — Artykul 6 ust. 1
lit. ¢) — Ograniczenie skutkéw znaku towarowego — Uzywanie znaku towarowego w celu
wskazania przeznaczenia towaru lub ustugi — Dyrektywa (UE) 2015/2436 — Artykul 14
ust. 1 lit. ¢)

W sprawie C-361/22
majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, zlozony przez Tribunal Supremo (sad najwyzszy, Hiszpania) postanowieniem
z dnia 12 maja 2022 r., ktére wplynelo do Trybunalu w dniu 3 czerwca 2022 r., w postepowaniu:
Industria de Diseio Textil, SA (Inditex)
przeciwko
Buongiorno Myalert, SA,

TRYBUNAL (czwarta izba),

w sktadzie: C. Lycourgos, prezes izby, O. Spineanu-Matei (sprawozdawczyni), J.-C. Bonichot,
S. Rodin i L. S. Rossi, sedziowie,

rzecznik generalny: M. Szpunar,

sekretarz: A. Calot Escobar,

uwzgledniajac pisemny etap postgpowania,
rozwazywszy uwagi, ktére przedstawili:

— w imieniu Industria de Disefio Textil SA (Inditex) — F. Arroyo Alvarez de Toledo i R. Bercovitz
Alvarez, abogados,

— w imieniu Buongiorno Myalert SA — J. J. Marin Lépez, abogado, i A. Vazquez Pastor,
procuradora,

— w imieniu rzadu hiszpanskiego — I. Herranz Elizalde, w charakterze pelnomocnika,

* Jezyk postepowania: hiszpanski.
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— w imieniu Komisji Europejskiej — P. Némeckova i ]. Samnadda, w charakterze pelnomocnikéw,

po zapoznaniu sie¢ z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 7 wrze$nia 2023 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykltadni art. 6 ust. 1 lit. c)
pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie
ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.U. 1989, L 40,
s. 1).

Whniosek ten zostal zltozony w ramach sporu miedzy Industria de Diseno Textil SA (Inditex)
a Buongiorno Myalert SA (zwana dalej ,,Buongiorno”) dotyczacego podnoszonego naruszenia
praw wynikajacych z krajowego znaku towarowego, ktérego wlascicielem jest Inditex, poprzez
podnoszone uzywanie przez Buongiorno oznaczenia identycznego z tym znakiem towarowym
bez zgody Inditexu.

Ramy prawne

Prawo Unii

Pierwsza dyrektywa 89/104

Artykut 5 pierwszej dyrektywy 89/104, zatytulowany ,Prawa przyznane przez znak towarowy”,
w ust. 1i2 przewidywat:

»1. Zarejestrowany znak towarowy przyznaje wlascicielowi wylaczne prawa do tego znaku.
Whasciciel jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom trzecim, ktére nie posiadaja jego
zgody, uzywania w obrocie handlowym:

a) oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towaréw lub ustug identycznych z tymi,
dla ktérych znak towarowy jest zarejestrowany;

b) oznaczenia, w przypadku ktérego z powodu jego identycznosci lub podobieristwa do znaku
towarowego oraz identyczno$ci lub podobienstwa towaréw lub ustug, ktérych dotyczy znak
towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad wsréd opinii
publicznej [odbiorcéw], ktére obejmuje prawdopodobienstwo skojarzenia oznaczenia ze
znakiem towarowym.

2. Kazde panstwo czlonkowskie moze réwniez postanowié, ze wlasciciel jest uprawniony do
zakazania wszelkim osobom trzecim, ktére nie posiadaja jego zgody, uzywania w obrocie
handlowym: oznaczenia identycznego lub podobnego do wspdlnotowego znaku towarowego
w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktére nie sa podobne do tych, dla ktérych zarejestrowano
wspolnotowy znak towarowy, w przypadku gdy cieszy sie on renoma we Wspdlnocie [w panstwie
czlonkowskim] i w przypadku gdy uzywanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny
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powoduje nienalezng korzy$¢ z powodu lub jest szkodliwe dla odrézniajacego charakteru lub
renomy wspélnotowego znaku towarowego”.

Artykut 6 pierwszej dyrektywy 89/104, zatytutowany ,,Ograniczenie skutkéw znaku towarowego”,
stanowil w ust. 1:

»Znak towarowy nie upowaznia wlasciciela do zakazania stronie trzeciej uzywania w obrocie
handlowym,

[...]

c) znaku towarowego, jezeli jest to niezbedne dla wskazania zamierzonego przeznaczenia
towaréw lub ustug, zwlaszcza akcesoriéw lub czeéci zamiennych;

pod warunkiem ze osoba ta uzywa ich zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemysle”.

Pierwsza dyrektywe 89/104 uchylita i zastgpila dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw
panstw czltonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.U. 2008, L 299, s. 25), ktéra
weszla w zycie w dniu 28 listopada 2008 r.

Dyrektywa 2008/95

Artykut 5 dyrektywy 2008/95, zatytulowany ,Prawa przyznane przez znak towarowy’,
przewidywal w ust. 1 2:

»1. Zarejestrowany znak towarowy przyznaje wlascicielowi wylaczne prawa do tego znaku.
Witasciciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, ktére nie posiadaja jego
zgody, uzywania w obrocie handlowym:

a) oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towaréw lub ustug identycznych z tymi,
dla ktérych znak towarowy jest zarejestrowany;

b) oznaczenia, w ktérego przypadku z powodu jego identycznosci lub podobienstwa do znaku
towarowego oraz identycznosci lub podobieristwa towaréw lub ustug, ktérych dotyczy znak
towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad opinii
publicznej  [odbiorcéw]; prawdopodobienistwo  wprowadzenia w blad obejmuje
prawdopodobienistwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

2. Kazde panstwo czlonkowskie moze réowniez postanowi¢, ze wlasciciel jest uprawniony do
zakazania wszelkim osobom trzecim, ktére nie posiadaja jego zgody, uzywania w obrocie
handlowym: oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku towarowego w odniesieniu do
towaréw lub ustug, ktére nie sa podobne do tych, dla ktérych zarejestrowano znak towarowy,
w przypadku gdy cieszy sie on renoma we Wspdlnocie [w panstwie czlonkowskim] i w przypadku
gdy uzywanie tego oznaczenia bez uzasadnionego powodu stanowi nieuprawnione wykorzystanie
jego odrézniajacego charakteru lub renomy lub jest dla nich szkodliwe”.
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Artykut 6 dyrektywy 2008/95, zatytutowany ,Ograniczenie skutkéw znaku towarowego”, stanowit
w ust. 1:

»Znak towarowy nie uprawnia wlasciciela do zakazania osobie trzeciej uzywania w obrocie
handlowym:

[...]

c) znaku towarowego, jezeli jest to niezbedne dla wskazania zamierzonego przeznaczenia
towarow lub ustug, zwlaszcza akcesoriow lub czesci zamiennych;

pod warunkiem ze osoba ta uzywa ich zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemysle”.

Dyrektywe 2008/95 uchylila i zastapila, ze skutkiem od dnia 15 stycznia 2019 r., dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. majaca na celu
zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych
(Dz.U. 2015, L 336, s. 1).

Dyrektywa 2015/2436

Artykut 14 dyrektywy 2015/2436, zatytulowany ,Ograniczenie skutkéw znaku towarowego”,
stanowi w ust. 11 2:

»1. Wlasciciel znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania osobie trzeciej uzywania
w obrocie handlowym:

[...]

c) znaku towarowego do celéw wskazania lub odniesienia si¢ do towaréw lub ustug jako towaréw
lub ustug wlasciciela danego znaku towarowego, w szczegélnosci w przypadku gdy uzycie tego
znaku towarowego jest niezbedne do wskazania przeznaczenia towaréw lub uslug,
w szczeg6lnosci jako akcesoriow lub czesci zamiennych.

2. Ust[ep] 1 stosuje sie wylacznie w przypadku, gdy uzywanie znaku towarowego przez osobe
trzecia przebiega zgodnie z uczciwymi praktykami w przemysle i handlu”.

Prawo hiszpaniskie

Artykut 34 Ley 17/2001 de Marcas (ustawy 17/2001 o znakach towarowych) z dnia 7 grudnia
2001 r. (BOE nr 294 z dnia 8 grudnia 2001 r., s. 45579), w wersji dokonujacej transpozycji art. 5
pierwszej dyrektywy 89/104, (zwanej dalej ,ustawa o znakach towarowych”) stanowik:

»1. Rejestracja znaku towarowego skutkuje przyznaniem wlascicielowi prawa wylacznego do
uzywania tego znaku w obrocie handlowym.

4 ECLI:EU:C:2024:17
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2. Witasciciel zarejestrowanego znaku towarowego jest uprawniony do zakazania wszelkim
osobom trzecim, ktdre nie posiadaja jego zgody, uzywania w obrocie handlowym:

a) oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym w odniesieniu do towaréw lub ustug
identycznych z tymi, dla ktérych znak towarowy zostal zarejestrowany;

b) oznaczenia, ktére z powodu swej identycznosci ze znakiem towarowym lub podobienistwa do
niego oraz identycznosci lub podobienistwa towaréw lub ustug stwarza prawdopodobienistwo
wprowadzenia odbiorcow w blad, ktére obejmuje prawdopodobienistwo skojarzenia
oznaczenia ze znakiem towarowym;

c) oznaczenia identycznego lub podobnego w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktére nie sa
podobne do tych, dla ktérych zarejestrowano znak towarowy, w przypadku gdy ten znak
towarowy jest powszechnie znany lub cieszy si¢ renoma w Hiszpanii i uzywanie tego
oznaczenia bez uzasadnionego powodu moze wskazywa¢ zwiazek miedzy tymi towarami lub
ustugami a wlascicielem znaku towarowego lub, w sposéb ogélny, jezeli uzywanie to przynosi
nienalezng korzys¢ lub jest szkodliwe dla odrézniajacego charakteru, powszechnej znajomosci
lub renomy zarejestrowanego znaku towarowego”.

W pierwotnym brzmieniu art. 37 ust. 1 lit. ¢) ustawy o znakach towarowych dokonat transpozycji
do prawa hiszpanskiego art. 6 ust. 1 lit. ¢) pierwszej dyrektywy 89/104 i stanowit:

»Znak towarowy nie upowaznia wlasciciela do zakazania osobie trzeciej uzywania w obrocie
handlowym nastepujacych elementéw, jesli uzywanie to nastepuje zgodnie z uczciwymi
praktykami w przemysle i handlu:

[...]

c) znaku towarowego, jezeli jest to niezbedne do wskazania zamierzonego przeznaczenia towaru
lub ustugi, zwlaszcza akcesoriéw lub czesci zamiennych”.

W celu transpozycji art. 14 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2015/2436 art. 37 ustawy o znakach towarowych
zostal zmieniony w drodze Real Decreto-ley 23/2018 de transposicién de directivas en materia de
marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados (dekretu
krélewskiego z moca ustawy 23/2018 w sprawie transpozycji dyrektyw w dziedzinie znakéw
towarowych, transportu kolejowego, imprez turystycznych i powigzanych ustug turystycznych)
z dnia 21 grudnia 2018 r. (BOE nr 312 z dnia 27 grudnia 2001 r., s. 127305).

Zmieniony art. 37 ustawy o znakach towarowych stanowi w ust. 1 i 2:

»1. Wlasciciel znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania osobie trzeciej uzywania
w obrocie handlowym:

[...]

c) znaku towarowego do celéw wskazania lub odniesienia si¢ do towaréw lub ustug jako towaréw
lub ustug wlasciciela danego znaku towarowego, w szczegélnosci w przypadku gdy uzycie tego
znaku towarowego jest niezbedne do wskazania przeznaczenia towaréw lub uslug,
w szczegdlnosci jako akcesoridw lub czesci zamiennych.

ECLI:EU:C:2024:17 5
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2. Ustep 1 stosuje sie wylacznie w przypadku, gdy uzywanie znaku towarowego przez osobe
trzecig przebiega zgodnie z uczciwymi praktykami w przemysle i handlu”.

Postepowanie gléwne i pytanie prejudycjalne

Buongiorno jest dostawca ustug informacyjnych za posrednictwem Internetu i sieci telefonii
komoérkowej. W 2010 r. dostawca ten rozpoczal kampanie reklamowa dotyczaca platnej
subskrypcji ustugi przesylania tre$ci multimedialnych za pomoca SMS-6w pod nazwa ,Club
Blinko”. Subskrypcja tej uslugi umozliwiala udzial w losowaniu, w ktérym jedna z nagréd byta
»karta podarunkowa ZARA” o warto$ci 1000 EUR. Po kliknieciu w baner w celu uzyskania
dostepu do losowania subskrybent widzial na nastepnym ekranie oznaczenie ,ZARA”
obramowane prostokatem, przypominajace format kart podarunkowych.

Inditex wytoczyl przeciwko Buongiorno przed Juzgado de lo Mercantil n° 2 de Madrid (sadem
gospodarczym nr 2 w Madrycie, Hiszpania) powddztwo o stwierdzenie naruszenia prawa do
znaku towarowego z powodu naruszenia praw wylacznych wynikajacych z krajowego znaku
towarowego chroniacego oznaczenie ,ZARA” (zwanego dalej ,znakiem towarowym ZARA”). Na
poparcie tego powddztwa, opartego na art. 34 ust. 2 lit. b) i ¢) ustawy o znakach towarowych,
Inditex powolal si¢ na wzgledy zwigzane odpowiednio z istnieniem prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad i z czerpaniem korzysci z renomy znaku towarowego, a takze z dziataniem
na szkode tej renomy.

Buongiorno zaprzeczylo, ze doszlo do naruszenia praw wynikajacych ze znaku towarowego
ZARA, argumentujac, iz uzylo tego oznaczenia okazjonalnie, nie w charakterze znaku
towarowego, a jedynie w celu wskazania, na czym polegal jeden z upominkéw oferowanych
zwyciezcom losowania. Zdaniem Buongiorno takie uzywanie ,tytulem odniesienia” miesci si¢
w ramach zgodnego z prawem uzywania oznaczen odrdzniajacych innych podmiotéw, o ktérym
mowa w art. 37 ustawy o znakach towarowych zaréwno w jego pierwotnej, jak i w zmienionej
wersji.

Sad pierwszej instancji oddalit powédztwo Inditexu. Uznawszy, ze uzywanie znaku towarowego
ZARA przez Buongiorno nie stanowilo uzywania ,tytulem odniesienia” objetego art. 37 ustawy
o znakach towarowych w pierwotnej wersji, sad ten stwierdzil, ze przestanki okreslone w art. 34
ust. 2 lit. b) i ¢) ustawy o znakach towarowych nie zostaly spelnione.

Inditex wnidst apelacje od tego orzeczenia do Audiencia Provincial de Madrid (sadu okregowego
w Madrycie, Hiszpania), podnoszac istnienie naruszenia znaku towarowego na podstawie art. 34
ust. 2 lit. ¢) ustawy o znakach towarowych. Apelacja ta zostala oddalona przez Audiencia
Provincial de Madrid (sad okregowy w Madrycie), ktéry uznal, Ze uzywanie znaku towarowego
ZARA przez Buongiorno nie naruszylo renomy tego znaku towarowego ani nie stanowilo
czerpania nienaleznej korzysci z tej renomy.

Inditex wniost skarge kasacyjna do Tribunal Supremo (sadu najwyzszego, Hiszpania), ktéry jest
sadem odsylajagcym w niniejszej sprawie.

Sad ten wskazuje, ze art. 37 lit. c) ustawy o znakach towarowych w brzmieniu majacym
zastosowanie ratione temporis do okolicznosci faktycznych sporu w postepowaniu gtéwnym
stanowil transpozycje art. 6 ust. 1 lit. ¢) pierwszej dyrektywy 89/104, ktérego brzmienie nie
zostalo istotnie zmienione dyrektywa 2008/95.

6 ECLI:EU:C:2024:17
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Sad ten uscisla, ze obecna wersja art. 37 ust. 1 lit. ¢) ustawy o znakach towarowych transponuje
art. 14 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2015/2436, ktéra to dyrektywa uchylila i zastapila dyrektywe
2008/95.

Sad odsytajacy wskazuje, ze art. 14 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2015/2436 zawiera wzmianke o ogdlnym
zachowaniu, mianowicie ,wskazani[u] lub odniesieni[u] si¢ do towaréw lub uslug jako towaréw
lub wustug wlasciciela danego znaku towarowego”, po ktdérej nastepuje wyrazenie
»W szczegoblnosci”, a po nim z kolei wzmianka o zachowaniu bardziej szczegétowym, to jest
»w przypadku gdy uzycie tego znaku towarowego jest niezbedne do wskazania przeznaczenia
towar6ow lub uslug, w szczegdlnosci jako akcesoriow lub czesci zamiennych”. Poniewaz w art. 6
ust. 1 lit. ¢) pierwszej dyrektywy 89/104 byta mowa wylacznie o bardziej szczegétowym
zachowaniu, sad ten powzial watpliwosci co do zakresu wzmianki o zachowaniu ogdélnym
wprowadzonej w art. 14 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2015/2436. Zastanawia sie on, czy wzmianka ta
jest wyjasnieniem czego$, co bylo ujete w sposéb dorozumiany w art. 6 ust. 1 lit. c) pierwszej
dyrektywy 89/104, czy tez zakres uzywania ,tytulem odniesienia” zostal dyrektywa 2015/2436
rozszerzony.

W tym wzgledzie sad odsylajacy podkresla, ze jego watpliwos$¢ poglebia interpretacja art. 6 ust. 1
lit. c¢) pierwszej dyrektywy 89/104 dokonana przez Trybunal Sprawiedliwosci w wyrokach: z dnia
17 marca 2005 r., Gillette Company i Gillette Group Finland (C-228/03, EU:C:2005:177); a takze
z dnia 8 lipca 2010 r., Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416, pkt 63, 64). Sad ten uwaza, ze
Trybunal, jak sie wydaje, zawezil zakres ograniczenia skutkéw znaku towarowego do uzywania
niezbednego do wskazania przeznaczenia towaru, tym bardziej gdy wyjasnil, ze celem art. 6 ust. 1
lit. c) pierwszej dyrektywy 89/104 jest ,pozwolenie dostawcom towaréw lub ustug, ktére sa
komplementarne wzgledem towardw lub uslug oferowanych przez wiasciciela danego znaku, na
uzywanie tego znaku w celu poinformowania odbiorcéw o zwigzku uzytkowym istniejacym
miedzy ich towarami lub ustugami a towarami lub ustugami wspomnianego wlasciciela znaku”.

Sad odsylajacy wskazuje, ze odpowiedZ na pytanie prejudycjalne bedzie miata wptyw na wynik
sporu w postepowaniu gltéwnym. Uscisla on, ze jesli uwzgledni zarzut kasacyjny dotyczacy
wykladni i stosowania przepisu przyznajacego ochrone znakom towarowym cieszacym sie
renoma, bedzie musial zbada¢, czy uzywanie znaku towarowego ZARA przez Buongiorno jest
objete ograniczeniem przewidzianym w art. 37 ust. 1 lit. c) ustawy o znakach towarowych w jej
pierwotnej wersji, majacej zastosowanie ratione temporis do sporu bedacego przedmiotem
odwolania, przy czym ograniczenie to jest rOwnowazne z ograniczeniem przewidzianym w art. 6
ust. 1 lit. ¢) pierwszej dyrektywy 89/104. Zdaniem sadu odsytajacego zachowanie Buongiorno
mogloby odpowiada¢ raczej brzmieniu art. 14 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2015/2436 niz brzmieniu
wspomnianego art. 6 ust. 1 lit. c).

W zwiazku z powyzszym Tribunal Supremo (sad najwyzszy) postanowil zawiesi¢ postepowanie
i zwrdci¢ si¢ do Trybunatu z nastepujacym pytaniem prejudycjalnym:

»,Czy art. 6 ust. 1 lit. c) pierwszej dyrektywy [89/104] nalezy interpretowal w ten sposéb, ze
bardziej ogélne zachowanie, o ktérym mowa w obecnym art. 14 ust. 1 lit. c¢) dyrektywy
[2015/2436], a mianowicie uzycie »znaku towarowego do celow wskazania lub odniesienia sie¢ do
towar6w lub ustug jako towaréw lub ustug wlasciciela danego znaku towarowego, jest w sposob
dorozumiany objete ograniczeniem prawa do znaku towarowego?”.

ECLI:EU:C:2024:17 7
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W przedmiocie dopuszczalno$ci wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym

Inditex jest zdania, ze wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym jest niedopuszczalny
z dwdch powodow.

Inditex podnosi zasadniczo, w pierwszej kolejnosci, ze zdaniem sadu odsytajacego wykladnia art. 6
ust. 1 lit. ¢) pierwszej dyrektywy 89/104 ma znaczenie tylko w sytuacji mozliwosci uwzglednienia
skargi kasacyjnej ze wzgledu na naruszenie art. 34 ust. 2 lit. ¢) ustawy o znakach towarowych, czyli
ze wzgledu na naruszenie cieszacego sie renoma znaku towarowego. Zdaniem Inditexu uzywanie
znaku towarowego nalezacego do innej osoby nie bedzie w tym przypadku zgodne z ,,uczciwymi
praktykami w przemysle i handlu” w rozumieniu art. 37 ust. 1 lit. ¢) ustawy o znakach towarowych
w jego pierwotnej wersji. W zwiazku z tym, ze odpowiedz na pytanie nie jest zatem decydujaca dla
wydania orzeczenia przez sad odsylajacy, wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
jest zdaniem Inditexu niedopuszczalny.

Nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunalu w ramach ustanowionej
w art. 267 TFUE wspoélpracy pomiedzy Trybunalem i sadami krajowymi jedynie do sadu
krajowego, przed ktérym zawist spor i na ktérym spoczywa odpowiedzialno$¢ za majace zapasé
rozstrzygniecie, nalezy ustalenie, czy w celu wydania rozstrzygniecia i przy uwzglednieniu
specyfiki danej sprawy zachodzi potrzeba uzyskania orzeczenia w trybie prejudycjalnym, jak
i zasadnosci zadawanych Trybunalowi pytan. W konsekwencji, w sytuacji gdy postawione pytanie
dotyczy wykladni lub waznosci prawa Unii, Trybunat jest co do zasady zobowigzany do wydania
orzeczenia (wyrok z dnia 16 marca 2023 r., Beobank, C-351/21, EU:C:2023:215, pkt 43
i przytoczone tam orzecznictwo).

Wiynika z tego, Ze pytanie prejudycjalne dotyczace prawa Unii korzysta z domniemania posiadania
znaczenia dla sprawy. Odmowa wydania przez Trybunal orzeczenia w przedmiocie takiego
pytania jest mozliwa tylko wtedy, gdy jest oczywiste, ze wykladnia lub ocena waznosci przepisu
prawa Unii, o ktéra wnioskowano, nie ma zadnego zwiazku ze stanem faktycznym lub
przedmiotem sporu w postepowaniu gtéwnym, gdy problem jest natury hipotetycznej badz gdy
Trybunal nie dysponuje elementami stanu faktycznego albo prawnego, ktére sa konieczne do
udzielenia uzytecznej odpowiedzi na pytanie, ktére zostalo mu przedstawione [wyrok z dnia
16 marca 2023 r., Saatgut-Treuhandverwaltung (KWS Meridian), C-522/21, EU:C:2023:218,
pkt 26 i przytoczone tam orzecznictwo].

W niniejszej sprawie z postanowienia odsylajacego wynika, Ze spér w postgpowaniu gtéwnym
dotyczy zarzucanego uzywania krajowego znaku towarowego przez osobe trzecia bez zgody
wlasciciela tego znaku towarowego oraz ze strony tego sporu spieraja sie w szczegdlnosci co do
mozliwosci zastosowania art. 37 ust. 1 lit. ¢) ustawy o znakach towarowych w jego pierwotnej
wersji. Z postanowienia odsylajacego wynika réowniez, ze sad krajowy zastanawia si¢ nad zakresem
art. 6 ust. 1 lit. ¢) pierwszej dyrektywy 89/104, ktéry dotyczy ograniczenia skutkéw krajowego
znaku towarowego i ktéry zostal transponowany do prawa hiszpanskiego przez wspomniany
art. 37.

W tych okolicznosciach nie jest oczywiste, ze wnioskowana wykladnia art. 6 ust. 1 lit. c) pierwszej

dyrektywy 89/104 nie ma zadnego zwiazku ze stanem faktycznym lub przedmiotem sporu przed
sadem krajowym lub ze podniesiony problem ma charakter hipotetyczny.

8 ECLI:EU:C:2024:17
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Ponadto w zakresie, w jakim Inditex podnosi, ze pytanie prejudycjalne jest hipotetyczne, poniewaz
przeslanki uzywania zgodnego z prawem przewidziane w art. 6 ust. 1 lit. ¢) pierwszej dyrektywy
89/104 sa zbiezne z przestankami uzywania znaku towarowego cieszacego sie renomg, ktéremu
wlasciciel moze sie sprzeciwi¢ zgodnie z art. 5 ust. 2 tej dyrektywy, w zwiazku z czym te dwa
przepisy wzajemnie sie wykluczaja, nalezy zauwazy¢, ze argumentacja ta dotyczy wykladni
ostatniego zdania art. 6 ust. 1 wspomnianej dyrektywy. Ta argumentacja spéiki Inditex zmierza
zatem do podniesienia kwestii wykladni tego art. 6 ust. 1, odmiennej od kwestii, z ktora zwrdcit
sie sad odsylajacy, i nie mozna z tego wnioskowa¢, ze przedstawione pytanie ma w sposéb
oczywisty charakter hipotetyczny.

W drugiej kolejnosci Inditex utrzymuje, ze sad odsylajacy wydaje sie uwaza¢, iz brzmienie art. 14
ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2015/2436 pozwala na uzywanie znaku towarowego rozpatrywanego
w postepowaniu gléwnym, poniewaz mamy do czynienia z uzywaniem ,tytulem odniesienia”,
w odrdznieniu od tego, co wynika z literalnej wykladni art. 6 ust. 1 lit. c) pierwszej dyrektywy
89/104. Zauwaza on, ze uzywanie znaku towarowego ,do celéw wskazania lub odniesienia sie do
towar6w lub ustug jako towaréw lub ustug wlasciciela danego znaku towarowego” nie jest zgodne
z prawem samo przez sie, lecz musi ponadto by¢ zgodne z ,uczciwymi praktykami w przemysle
i handlu” oraz przestrzegaé przepiséw o wyczerpaniu prawa do znaku towarowego w przypadku
transakcji dotyczacych towaréw innych oséb. W zwiazku z tym odpowiedZ na pytanie
prejudycjalne nie bedzie uzyteczna, poniewaz bedzie ona niewystarczajaca dla rozstrzygniecia
kwestii prawnej podniesionej w sporze w postepowaniu gléwnym.

Tymczasem okolicznos¢, ze w celu rozstrzygniecia tego sporu sad odsylajacy moze by¢ réwniez
zobowiazany do zbadania lub uwzglednienia przepiséw innych niz te, ktérych dotyczy jego
pytanie, nie moze prowadzi¢ do uznania, ze nie ma ono zwiazku z przedmiotem sporu, a zatem
jest niedopuszczalne.

W konsekwencji nalezy oddali¢ oba argumenty przedstawione przez Inditex w celu
zakwestionowania dopuszczalnosci wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.

Komisja Europejska w swoich uwagach zauwaza — nie podnoszac jednak wyraznie, ze wniosek
o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym jest niedopuszczalny — ze kwestia wykladni art. 6
ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2008/95, majacego zastosowanie ratione temporis do sporu
w postepowaniu gtéwnym, pojawi sie tylko w razie przyjecia, ze uzywanie znaku towarowego
ZARA przez Buongiorno stanowi uzywanie przez osoby trzecie w obrocie handlowym, zakazane
w art. 5 tej dyrektywy. Skoro wydaje sie, iz sad krajowy pierwszej instancji nie naruszyl prawa,
uznajac, ze uzywanie znaku towarowego ZARA nie jest objete zadnym z przypadkéw uzywania
znaku towarowego przewidzianych w art. 34 ustawy o znakach towarowych, transponujacym do
prawa hiszpanskiego 6w art. 5, nie jest konieczne badanie, czy spetnione sa przestanki z art. 37 tej
ustawy, transponujacego — w pierwotnej wersji — art. 6 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2008/95.

W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, ze argumentacja Komisji zaklada, iz Trybunal wypowie sie
w przedmiocie wykladni art. 5 dyrektywy 2008/95. W rezultacie argumentacje te nalezy oddali¢
z tych samych powodoéw, ktére zostaly przedstawione w pkt 34 niniejszego wyroku.

W konsekwencji nalezy uznaé, ze wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym jest
dopuszczalny.
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W przedmiocie pytania prejudycjalnego

Z postanowienia odsylajacego wynika, ze okolicznosci faktyczne lezace u podstaw sporu
w postepowaniu gléwnym mialy miejsce w 2010 r. Poniewaz pierwsza dyrektywa 89/104 zostala
uchylona i zastapiona dyrektywa 2008/95, ktéra weszta w zycie w dniu 28 listopada 2008 r.,
przepisem znajdujacym zastosowanie ratione temporis w chwili zaistnienia okolicznosci
faktycznych w postepowaniu gléwnym jest art. 6 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2008/95, a nie art. 6 ust. 1
lit. c) pierwszej dyrektywy 89/104, gdyz ten drugi przepis zostal zastapiony pierwszym przepisem.
Nalezy jednak uscisli¢, ze brzmienie tych dwdch przepiséw jest identyczne.

Z wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym wynika réwniez, ze sad odsylajacy nie
ma watpliwosci co do tego, iz na mocy art. 6 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2008/95 uzywanie znaku
towarowego musi mie¢ na celu wskazanie lub odniesienie sie¢ do towaréw lub ustug ,jako
towar6éw lub ustug wlasciciela danego znaku towarowego”. Nalezy bowiem uscisli¢, ze o ile
brzmienie art. 14 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2015/2436 obecnie wyraznie zawiera ten wymag, o tyle
jego istnienie wynikalo z orzecznictwa dotyczacego wykladni art. 6 ust. 1 lit. c) pierwszej
dyrektywy 89/104 (zob. podobnie wyroki: z dnia 17 marca 2005 r., Gillette Company i Gillette
Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, pkt 33; z dnia 8 lipca 2010 r., Portakabin, C-558/08,
EU:C:2010:416, pkt 64).

Tak wiec watpliwosci sadu odsytajacego co do wykladni art. 6 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2008/95
wynikaja z odmiennego sformulowania przepisu, ktéry go zastapil, a mianowicie art. 14 ust. 1
lit. ¢) dyrektywy 2015/2436, w odniesieniu do zakresu uzywania znaku towarowego przez osobe
trzecia, ktérego wlasciciel tego znaku towarowego nie moze zakaza¢, poniewaz uzywanie to nie
dotyczy tylko wskazania przeznaczenia towaru sprzedawanego przez te osobe trzecia lub
oferowanej przez nig ustugi.

W zwigzku z tym w celu udzielenia sadowi odsylajacemu uzytecznej odpowiedzi nalezy
przeformulowac pytanie w ten sposdb, ze poprzez to pytanie sad ten dazy w istocie do ustalenia,
czy art. 6 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2008/95 nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze dotyczy on
kazdego uzywania znaku towarowego w obrocie handlowym przez osobe trzecia w celu
wskazania towaréw lub ustug jako towaréow lub uslug wlasciciela tego znaku towarowego lub
odniesienia sie do nich, zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemysle, czy jedynie
uzywania tego znaku towarowego, ktére jest niezbedne do wskazania zamierzonego
przeznaczenia towaru sprzedawanego przez te osobe trzecia lub oferowanej przez nia ustugi.

Nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z utrwalonym orzecznictwem wykladnia przepisu prawa Unii
wymaga uwzglednienia nie tylko jego brzmienia, lecz takze kontekstu, w jaki si¢ on wpisuje, oraz
celéw aktu, ktérego 6w przepis stanowi cze$¢. Geneza przepisu prawa Unii moze réwniez
dostarczy¢ informacji istotnych dla jego wyktadni (wyrok z dnia 16 marca 2023 r., Towercast,
C-449/21, EU:C:2023:207, pkt 31 i przytoczone tam orzecznictwo).

Zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2008/95 znak towarowy nie uprawnia
wlasciciela do zakazania osobie trzeciej uzywania w obrocie handlowym znaku towarowego,
jezeli jest to niezbedne dla wskazania zamierzonego przeznaczenia towaréw lub ustug, zwlaszcza
akcesoriéw lub czesci zamiennych.

10 ECLI:EU:C:2024:17
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Artykut 14 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2015/2436 stanowi natomiast, przede wszystkim, ze obejmuje on
obecnie uzywanie znaku towarowego do celéw wskazania lub odniesienia si¢ do towaréw lub
ustug jako towaréow lub ustug wiasciciela danego znaku towarowego, a nastepnie powtarza tres¢
normatywna art. 6 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2008/95, poprzedzajac ja wyrazeniem ,w szczegdlnosci”.

Z literalnego poréwnania tych dwéch przepiséw wynika zatem, ze uzywanie mogace ograniczy¢
skutki znaku towarowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2008/95 stanowi obecnie
jeden z przypadkéw zgodnego z prawem uzywania, ktéremu zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. ¢)
dyrektywy 2015/2436 wtasciciel znaku towarowego nie moze si¢ sprzeciwic.

Whynika z tego, ze zakres art. 6 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2008/95 jest wezszy niz zakres art. 14 ust. 1
lit. ¢) dyrektywy 2015/2436, poniewaz 6w art. 6 ust. 1 lit. c) obejmuje jedynie uzywanie w obrocie
handlowym znaku towarowego, gdy jest to niezbedne do wskazania przeznaczenia towaru lub
ustugi.

Taka wykladnie art. 6 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2008/95 potwierdzaja zaréwno cele tej dyrektywy,
a w szczegolnosci cel tego przepisu okreslony w orzecznictwie, jak i analiza genezy przepisu,
ktéry go zastapil, a mianowicie art. 14 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2015/2436.

W pierwszej kolejnosci nalezy zauwazy¢, ze z utrwalonego orzecznictwa wynika, ze ograniczajac
skutki praw przystugujacych wlascicielowi na mocy art. 5 dyrektywy 2008/95, art. 6 tej dyrektywy
ma na celu pogodzenie podstawowych intereséw ochrony praw do znaku z interesem swobodnego
przeplywu towaréw i swobody $wiadczenia ustug na rynku wewnetrznym w sposéb umozliwiajacy
pelnienie przez prawo do znaku towarowego jego roli zasadniczego elementu systemu
niezakléconej konkurencji, ktérego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celéw traktatu
(zob. podobnie wyrok z dnia 17 marca 2005 r., Gillette Company i Gillette Group Finland,
C-228/03, EU:C:2005:177, pkt 29).

Co sie tyczy w szczegdlnosci art. 6 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2008/95, Trybunal wskazal, ze
stosowanie tego przepisu nie jest ograniczone do sytuacji, w ktérych uzycie znaku towarowego
jest niezbedne do wskazania zamierzonego przeznaczenia towaru ,jako akcesoriéow lub czesci
zamiennych” (zob. podobnie wyrok z dnia 17 marca 2005 r., Gillette Company i Gillette Group
Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, pkt 32). Sytuacje objete zakresem stosowania rzeczonego
art. 6 ust. 1 lit. ¢) musza jednak zosta¢ ograniczone do tych odpowiadajacych celowi tego przepisu
(wyrok z dnia 8 lipca 2010 r., Portakabin, C-558/08, EU:C:2010:416, pkt 64).

W tym wzgledzie Trybunat u$cislil, ze celem art. 6 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2008/95 jest pozwolenie
dostawcom towaréw lub ustug, ktére sa komplementarne wzgledem towaréw lub ustug
oferowanych przez wlasciciela danego znaku, na uzywanie tego znaku w celu poinformowania
odbiorcéw w sposo6b zrozumialy i pelny o zamierzonym przeznaczeniu towaru, ktéry sprzedaja,
lub usluga, ktéra oferuja, lub — innymi slowy — o zwiazku uzytkowym istniejacym miedzy ich
towarami lub ustugami a towarami lub ustugami wspomnianego wlasciciela znaku (zob. podobnie
wyroki: z dnia 17 marca 2005 r., Gillette Company i Gillette Group Finland, C-228/03,
EU:C:2005:177, pkt 33, 34; a takze z dnia 8 lipca 2010 r., Portakabin, C-558/08, EU:C:2010:416,
pkt 64).

Wynika stad, ze zgodnie z orzecznictwem zakres zastosowania art. 6 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy
2008/95 obejmuje uzywanie znaku towarowego do celéw wskazania lub odniesienia si¢ do
towaréw lub ustug jako towaréw lub uslug wlasciciela danego znaku towarowego wylacznie
wtedy, gdy uzywanie to jest ograniczone do sytuacji, w ktérej uzywanie to jest niezbedne do
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wskazania zamierzonego przeznaczenia towaru sprzedawanego przez te osobe trzecia lub
oferowanej przez nig ustugi. Tymczasem w kontekscie art. 14 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2015/2436
taka sytuacja odpowiada tylko jednemu z przypadkéw, w ktérych wilasciciel znaku towarowego
nie moze zabronic jego uzywania.

W drugiej kolejnosci, zwazywszy, ze poprzez swoje pytanie sad odsylajacy zastanawia si¢ nad
zakresem art. 6 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2008/95 w $wietle tresci normatywnej przepisu, ktéry go
zastapil, geneza tego ostatniego przepisu moze ujawnic elementy istotne dla wykladni tego art. 6
ust. 1 lit. ¢).

W tym wzgledzie z wniosku dotyczacego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady majacej na
celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych
[COM(2013) 162 final] wynika, ze ,[n]alezy przewidzie¢ [...] wyrazne ograniczenie obejmujace
uzycie polegajace na szeroko rozumianym nawiazaniu do produktu lub ustugi”. I tak, jak zauwazyt
w istocie rzecznik generalny w pkt 78 opinii, sformutowanie ,nalezy przewidzie¢” wskazywalo na
wole zaproponowania przez Komisje wprowadzenia ograniczenia skutkéow znaku towarowego
w odniesieniu ogélnie do uzywania znaku towarowego tytutem od odniesienia oraz rozszerzenia
zakresu ograniczenia, przewidzianego obecnie w art. 14 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2015/2436, a nie
zaproponowania zwyklego wyjasnienia lub sprecyzowania granic art. 6 ust. 1 lit. c) pierwszej
dyrektywy 89/104.

Ponadto, jak zauwazyl réwniez rzecznik generalny w pkt 79 opinii, zamiar Komisji polegajacy na
rozszerzeniu zakresu ograniczenia zawartego wczesniej w art. 6 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2008/95
wynika z brzmienia motywu 25 wniosku dotyczacego dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do
znakéw towarowych [COM(2013) 162 final], ktéry wskazywal, ze ,wlasciciel nie powinien by¢
uprawniony do uniemozliwiania ogélnego uzywania znaku w rzetelny i uczciwy sposéb w celu
wskazania lub odwolania sie do danych towaréw i ustug jako towaréw i ustug danego wilasciciela”.

W konsekwencji geneza art. 14 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2015/2436 potwierdza wyktadnie, zgodnie
z ktdra zakres art. 6 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2008/95 jest wezszy niz zakres tego art. 14 ust. 1 lit. ).

W niniejszej sprawie sad krajowy powinien w szczegdlnosci ustali¢, z uwzglednieniem wszystkich
okoliczno$ci sprawy w postepowaniu gléwnym, czy Buongiorno, prowadzac kampanie reklamowa
dotyczaca subskrypcji jednej ze swoich ustug, umozliwiajaca udzial w losowaniu, w ktérym jedna
z nagréd byla ,karta podarunkowa ZARA”, przy czym subskrybent widzial wyswietlajace sie na
ekranie oznaczenie ,ZARA”, obramowane prostokatem, przypominajace format Kkart
podarunkowych, uzywa znaku towarowego ZARA w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2008/95,
a jezeli tak, to powinien oceni¢ w $wietle art. 6 ust. 1 tej dyrektywy, czy uzywanie to bylo
niezbedne do wskazania zamierzonego przeznaczenia ustugi oferowanej przez Buongiorno oraz,
w stosownym przypadku, czy uzywanie to bylo zgodne z uczciwymi praktykami w handlu
i przemysle.

W $wietle calosci powyzszych rozwazan na przedlozone pytanie nalezy odpowiedzie¢
nastepujaco: art. 6 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2008/95 nalezy interpretowac w ten sposdb, ze dotyczy
on uzywania znaku towarowego w obrocie handlowym przez osobe trzecia w celu wskazania
towar6w lub ustug jako towardw lub ustug wiasciciela danego znaku towarowego lub odniesienia
sie do nich, zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemysle, wylacznie wtedy, gdy takie
uzywanie znaku towarowego jest niezbedne do wskazania zamierzonego przeznaczenia towaru
sprzedawanego przez te osobe trzecig lub oferowanej przez nia ustugi.

12 ECLI:EU:C:2024:17



59

WyRrOK z DNIA 11.1.2024 rR. — SPrAWA C-361/22
INDITEX

W przedmiocie kosztow

Dla stron w postepowaniu gléwnym niniejsze postepowanie ma charakter incydentalny, dotyczy
bowiem kwestii podniesionej przed sadem odsylajacym, do niego zatem nalezy rozstrzygniecie
o kosztach. Koszty poniesione w zwiazku z przedstawieniem uwag Trybunatowi, inne niz koszty
stron w postepowaniu gléwnym, nie podlegaja zwrotowi.

Z powyzszych wzgledéw Trybunat (czwarta izba) orzeka, co nastepuje:

Artykul 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia
22 pazdziernika 2008 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich
odnoszacych si¢ do znakéw towarowych

nalezy interpretowaé w ten sposob, ze:

dotyczy on uzywania znaku towarowego w obrocie handlowym przez osobe trzecia w celu
wskazania towaréw lub usltug jako towaréw lub ustug wlasciciela danego znaku towarowego
lub odniesienia si¢ do nich, zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemysle,
wylacznie wtedy, gdy takie uzywanie znaku towarowego jest niezbedne do wskazania
zamierzonego przeznaczenia towaru sprzedawanego przez te osobe trzecia lub oferowanej
przez nia ustugi.

Podpisy
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